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Sygn. akt XXIl GWo 11/20
UZASADNIENIE

21 lutego 2020 r. A.K. wniosta o udzielenie zabezpieczenia:

1. roszczenia z art. 296 ust. 1 oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. 0 zakazanie A. spéice z ograniczong
odpowiedzialno$cig z siedzibg w Warszawie naruszern prawa ochronnego do stownego znaku
towarowego ,STIMGO”, zarejestrowanego na rzecz uprawnionej przez Urzad Patentowy RP pod
numerem R.299157, polegajagcych na bezprawnym uzywaniu przez obowigzang w obrocie

gospodarczym stownego oznaczenia ,SITI GO” oraz stowno-graficznego oznaczenia

— dla oznaczania nawozow i nawozow WE,

poprzez:

a. zakazanie obowigzanej — do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania — uzywania w
obrocie gospodarczym, a w szczegdlnosci oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu

nawozéw i nawozow WE z uzyciem stownego oznaczenia ,SITI GO” lub stowno-graficznego

b. zakazanie obowigzanej — do czasu prawomocnego zakohczenia postepowania — umieszczania

stownego oznaczenia ,SITI GO” Ilub stowno-graficznego oznaczenia na

dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu nawozéw i nawozéw WE;

2. roszczenia z art. 296 ust. 1 oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 286 p.w.p. 0 hakazanie

zniszczenia stanowigcych wilasnos¢ obowigzanej opakowan nawozéw i nawozéw WE opatrzonych

stownym oznaczeniem ,SITlI GO” lub stowno-graficznym oznaczeniem -

poprzez: nakazanie zajecia — do czasu prawomocnego zakohnczenia postepowania — stanowigcych

wlasnos¢ obowigzanej opakowan nawozéw i nawozéw WE opatrzonych stownym oznaczeniem ,SITI

GO” lub stowno-graficznym oznaczeniem - znajdujgcych sie w siedzibie

obowigzanej lub w jej magazynach, jak rowniez w innych miejscach ujawnionych przez komornika

sgdowego w toku wykonywania czynnosci.

Na podstawie art. 756 w zw. z art. 1050" i art. 1051" k.p.c. wniosta o zagrozenie obowigzanej zaptatg

na rzecz uprawnionej kwoty 5.000 zt za kazdy dzien kontynuowania bezprawnych dziatan.

Sad ustalil, ze:

A.K. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg A.K. ,A.” w zakresie produkcji i sprzedazy

wyrobow wykorzystywanych w rolnictwie, m.in. nawozéw, regulatoréw, stymulatorow wzrostu,
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adiuwantéw, naturalnych pestycydéw oraz innych $rodkéw ochrony roslin. (dowdd: wydruk z CEIDG
k.39)

Uprawniona jest wiascicielkg stownego znaku towarowego STIMGO zarejestrowanego przez
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 299157 z pierwszenstwem od 28 listopada 2016 r.
dla towaréw w klasie 1. klasyfikacji nicejskiej (produkty chemiczne przeznaczone dla przemystu,
rolnictwa, ogrodnictwa i le$nictwa; zywice syntetyczne w stanie surowym; tworzywa sztuczne w stanie
surowym; regulatory wzrostu roslin; nawozy; nawozy WE; stymulatory mineralne wzrostu). (dowdd:

Swiadectwo ochronne k.42-44, wydruk z bazy uprp.pl k.46)

Znak towarowy STIMGO jest wykorzystywany przez uprawniong do oznaczania nawozow i
nawozoéw WE oferowanych i sprzedanych gospodarstwom rolnym oraz dystrybutorom produktow
rolniczych. Ich oferte mozna znalez¢ takze w katalogach doradczych dla rolnikéw. (dowdd: ulotka
handlowa i etykieta k.48-52, fotografie produktu k.53-54, faktury k.56-57, e-maile z ofertg k.59-67,
katalog bioconcept k.69-70)

22 listopada 2018 r. uprawniona zawarta umowe dystrybucyjng z G. spétka z ograniczong

odpowiedzialnoscig spétkg komandytowg z siedzibg w P. oferujacg produkt oznaczony STIM GO na

stronie internetowej:

¢ -iGenoriks

STIM GO

STIM GO

Kompleksowe rozwiazanie w postaci STIM GO

ZASTOSOWANIE

Spotka G. planuje rozpoczecie sprzedazy produktu w 2020 r. (dowdd: wydruki ze strony internetowej
k.72-77, umowa dystrybucyjna k.79-83, odpis z KRS k.85-100)

A. spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Warszawie zajmuje sie produkcjg i
sprzedazg rolniczych $rodkéw chemicznych takich jak: nawozy, adiuwanty, regulatory wzrostu,
stymulatory i inne $rodki ochrony roslin. (dowdd: odpis z KRS k.102-108, wydruki ze strony
internetowej k.110-112) Obowigzana oferuje i wprowadza do obrotu za posrednictwem dystrybutora A.
spotki z 0.0. z siedzibg w Poznaniu nawozy i nawozy WE oznaczone SITI GO w opakowaniach o
wygladzie:
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patogencu i sakodnkew: 881,

(dowdd: fotografie produktu k.116-118, 127-129, faktura k.124-125) Produkt jest oferowany na stronie
internetowej www.(...).pl, na konferencjach branzowych, a takze bezposrednio klientom. (dowdd:
wydruk ze strony internetowej k.120-122) Jest reklamowany i promowany nha stronie www. (...) i na
targach branzowych. Spoétka A. uczestniczyta w konkursie ,(...)” organizowanym przez wydawce
portalu . www.s(...).pl, w ktérym nawéz ,SITI GO” otrzymat nagrode jury. (dowdd: wydruki ze stron
internetowych k.131-146, o$wiadczenie k.148, ulotka k.150-152)

Sad zwazyt:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub kohcowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btad) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z
18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 P., z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 E. , wyrok Sgdu Unii
Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 I.)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wilasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowa i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie
C-482/09 B., a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 L. ., z 23.03.2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 G.)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wtasnosci przemystowej, przez
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uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznosé uzywania znaku towarowego w sposob zarob-
kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajacego w szczegdlnosci na:
1. umieszczaniu znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i
wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub

zwigzanych ze swiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wtascicielowi prawo do wytgcznego i nie-zakiéconego
uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody, uzywania w
obrocie gospodarczym m.in.:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych

towarow lub ustug;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towarow lub ustug identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w

btad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywaé catosciowo, a decydujgce znaczenie
bedg mie¢ elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupetnieh — wszystkie jego elementy, lub
gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktdére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta (tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z 20.03.2003 r. C-291/00 L.). Dwa znaki
towarowe sg do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow sg
przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sgdu z
23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M.). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg
identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny
wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catoSciowego oddziatywania na
percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego
konsumenta (tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L., z
8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P B.).

Dokonujgc oceny podobienistwa towardw i ustug, nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznacze-
nie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 E.,
z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C. Catosciowa ocena zaklada pewng wspoétzalezno$¢é miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem
towardéw/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze by¢

zréwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie (zasada wzajemnej zaleznosci
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- tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13.09.2007 r. w sprawie
C-234/06 1., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M.).

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes$é wlasciwego kregu odbiorcoéw mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslgc, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo (tak wyroki Trybunalu Sprawiedliwosci z
29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97
W., 2 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L.). Prawdo-podobiehAstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢
oceniane w sposob catosciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej
zaleznosci miedzy podobiefAstwem oznaczen i towardw lub ustug, ktérych one dotyczg (tak wyroki
Trybunatu Sprawiedliwosci z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 SABEL, z 23.03.2006 r. w sprawie C-
206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P.).

Wiasciwy krgg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze ksztattowac
sie roznie, w zaleznosci od kategorii towardéw lub ustug (tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04
R.). Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania
réznych znakoéw towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie¢ na zachowany w pamigci niedoskonaty ich
obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego,
ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku) (tak
wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie
C-251/95 S. i1z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.).

Istnieje pewna wspotzaleznos¢é pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego
charakterem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrézniajgey. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem, wynikajgcym z
jego znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego
przypadku, w szczegodlnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugosé okresu
jego uzywania, wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako
pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub stowarzyszen zawodowych (tak wyrok Sgdu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04
V.). Ciezar udowodnienia sity znaku i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6
k.c.).

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia

wyrzgdzonej szkody: na zasadach ogdlnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci
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odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.
Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedacych witasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia, w szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na

poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Zabezpieczenia roszczehn przedsiebiorcy wynikajagcych z naruszenia praw wilasnosci
przemystowej udziela sie na zasadach ogdélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpie-
czenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zaréwno
przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien
zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry
istnieje, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia
lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.
Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt
1 k.p.c.) Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela go w taki sposob, jaki
stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobow przewidzianych do
zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze unormowac prawa i obowigzki stron
na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad
uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a

obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Wytagcznos¢ A.K. uzywania na terytorium Polski stownego znaku towarowego STIMGO
R.299157 wynika w sposob niewatpliwy ze sSwiadectwa ochronnego i wydruku z bazy Urzedu
Patentowego RP. Dla towaréw identycznych z objetymi ochrong znaku - nawozéw i nawozéw WE (w
klasie 1. klasyfikacji nicejskiej) obowigzana uzywa oznaczenia SITI GO, ktdre nie jest identyczne ze
znakiem uprawnionej, nie moze by¢ takze uznane za podobne do niego w sposéb wywotujgcy realne

ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Nie ulega watpliwosci, ze oznaczenie nawozéw obowigzanej kojarzy sie ze znakiem
uprawnionej, jednak nie w takiej postaci w jakiej zostat on zarejestrowany, lecz w postaci w jakiej A.K.
uzywa go w obrocie, stowo STIMGO jest wyraznie rozdzielone na STIM i GO. | to wlasnie korncowy
element uzywanych przez strony oznaczen ,GO” budzi¢ moze skojarzenia potencjalnych nabywcow
nawozéw. Ewentualna kolizja oznaczeh moze by¢ dokonywana na gruncie ustawy z 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, ale nie w oparciu o wskazany wprost we wniosku przepis art.
296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Przeciwstawienie znaku towarowego uprawnionej w postaci w jakiej zostat on zarejestrowany
STIMGO oraz oznaczenia obowigzanej SITI GO nie uzasadnia uznania, ze sg one identyczne na
ptaszczyznie fonetycznej, wizualnej lub koncepcyjnej. Dodatkowo, w przypadku nawozéw i nawozéw
WE mamy do czynienia z nabywcg bedgcym zwykle profesjonalistg (rolnikiem, sadownikiem), ktory
podejmuje decyzje o nabyciu produktu nie kierujgc sie wytgcznie jego nazwa, lecz po zapoznaniu sie
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ze szczegotowymi informacjami dotyczgcymi skladu, wilasciwosci i producenta, wyboér wlasciwego
produktu ma bowiem istotne znaczenie dla uzyskiwanych plonéw. Rolnik (sadownik) podejmujgcy
decyzje zakupowg jest zdecydowanie bardziej rozwazny od przecietnego nabywcy ddbr

konsumpcyjnych.

Nie mozna zgodzi¢ sie z przedstawiong w motywach wniosku czysto teoretyczng analiza
podobienstwa oznaczen i ryzyka konfuzji nieuwzgledniajgcych konkretnych okolicznosci sprawy, a w
szczegolnosci rodzaju i przeznaczenia towaru, sposobu jego dystrybucji i zachowan nabywcow.
Nalezy wyjasni¢, ze w systemie prawa znakéw towarowych nie istnieje jeden modelowy konsument,
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd odnosi sie do reletywnego kregu nabywcow okreslonych
towardéw lub ustug, dla ktérych znak zostat zarejestrowany na rzecz uprawnionego, a oznaczenie jest

uzywane przez obowigzanego.

Uprawniona nie przedstawita zadnych twierdzen ani dowodéw na to, ze akurat w tym
konkretnym przypadku znaczna liczba potencjalnych nabywcéw (nie zas pojedyncze osoby) kieruje
sie oznaczeniem towaru i moze zosta¢ wprowadzona w btad co do jego pochodzenia od stron
postepowania. Wniosek nie zawiera dowoddéw na to, ze w wyniku jego uzywania znak towarowy
STIMGO uzyskat wysokg wtdrng zdolnos¢ odrdzniajaca, a nawet cieszy sie renomg. Brak danych o
skali jego uzywania i rozpoznawalnos$ci w relatywnym kregu nabywcoéw nawozow. Dla oceny
naruszenia i stusznosci przysztych roszczen nie majg natomiast znaczenia intencje, czy zla wiara
0s6b zwigzanych z obowigzang, informacje o powigzaniach personalnych stron nie majg bowiem

wplywu na decyzje nabywcow (brak dowodu przeciwnego).

A. K. nie uprawdopodobnita takze interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia
ograniczajgc sie do przedstawienia teoretycznych rozwazan niemajgcych odniesienia do konkretnych

okolicznosci sprawy.

Wobec nieuprawdopodobnienia przez A.K. roszczeh wynikajgcych z przepiséw art. 296
ust. 1 i art. 286 p.w.p. oraz interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia Sad postanowit o

oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730" k.p.c.)



